Sygn. akt XXIl GWo 24/20

POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2020 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat Wtasnosci Intelektualnej
w skfadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
Protokolant Katarzyna Karpinska
po rozpoznaniu ha rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie
sprawy z wniosku N. A/S z siedzibg w Aalborg (Krélestwo Danii)

z udziatem T. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spé6tki komandytowej

z siedzibag w Poznaniu

0 zobowigzanie do udzielenia informac;ji

postanawia:

1. zobowigzac¢ T. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétke komandytowg z siedzibg w Poznaniu
do udzielenia N.. A/S z siedzibg w Aalborg informacji odnosnie do:

a. firm i adreséw producentow, dystrybutoréw i dostawcéw, jak réwniez przewidzianych odbiorcéw
hurtowych lub prowadzgcych sprzedaz detaliczng lamp wiszgcych Saturnia 40 (index: AZ2752) oraz
IDA ACO S (index: AZ1674)

b. liczby wyprodukowanych lamp wiszgcych Saturnia 40 (index: AZ2752) i IDA ACO S (index:
AZ1674), a jezeli obowigzana ich nie produkuje, liczby otrzymanych oraz zaméwionych lamp wiszacych
Saturnia 40 (index: AZ2752) i IDA ACO S (index: AZ1674)

C. liczby zbytych lamp wiszacych Saturnia 40 (index: AZ2752) i IDA ACO S (index: AZ1674)

d. cen uiszczonych obowigzanej za lampy wiszace Saturnia 40 (index: AZ2752) i IDA ACO S
(index: AZ1674) przez nabywcéw, a takze uiszczonych ich dostawcom lub producentom przez

obowigzang

za okres od dnia 7 grudnia 2017 r. do dnia udzielenia informaciji;

2. zasadzi¢ od T. spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spoétki komandytowej z siedzibg w Poznaniu
na rzecz N. A/S z siedzibg w Aalborg kwote 1.897 (tysigc osiemset dziewiecdziesigt siedem) ziotych

tytutem zwrotu kosztéw postepowania.



Sygn. akt XXIl GWo 24/20

UZASADNIENIE

30 kwietnia 2020 r., na podstawie art. 286° ust. 1 i ust. 4 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo
wiasnosci przemystowej w zwigzku z art. 90 ust. 1 Rozporzgdzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia
2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych, N. A/S z siedzibg w Aalborg wniosta o zobowigzanie T.
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki komandytowej z siedzibg w Poznaniu do udzielenia
informacji o:

a) firmach i adresach producentéw, dystrybutoréw i dostawcow jak réwniez przewidzianych
odbiorcow hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng lamp wiszacych Saturnia 40 (index:
AZ2752) oraz IDA ACO S (index: AZ1674);

b) ilosci wyprodukowanych lamp wiszgcych Saturnia 40 (index: AZ2752) oraz IDA ACO S (index:
AZ1674); a w przypadku, w ktérym obowigzana ww. towardéw nie produkuje o ilosci otrzymanych oraz
zamowionych lamp wiszacych Saturnia 40 (index: AZ2752) oraz IDA ACO S (index: AZ1674);

c) ilosci zbytych lamp wiszgcych Saturnia 40 (index: AZ2752) oraz IDA ACO S (index: AZ1674);

d) cenach uiszczonych za towary wymienione w punktach a-c przez nabywcéw, a takze o cenach
uiszczonych dostawcom lub producentom tych towaréw

za okres od 7 grudnia 2017 r. do dnia udzielenia informaciji.

Whniosta ponadto o zasgdzenie na jej rzecz od obowigzanej zwrotu kosztoéw postepowania.

T. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa w Poznaniu zazadata
oddalenia wniosku oraz zasgdzenia kosztéw procesu, w tym kosztéw zastepstwa procesowego w
wysokosci 150% stawki. (k.65-67)

Sad ustalit:

Spotka akcyjna prawa duhskiego N.  A/S z siedzibg w Aalborg prowadzi dziatalno$é
gospodarczg w zakresie produkcji i sprzedazy urzadzen oswietleniowych, w tym lamp wiszgcych.

(dowdd: wyciag z rejestru spofki k.17-22) Wnioskodawczyni stuzg prawa do wzoréw wspolnotowych:

- zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej w Alicante (EUIPO) w dniu

22 sierpnia 2017 r. pod nr 004158350-0002 przedstawiajgcego w trzech rzutach urzadzenia

oswietleniowe o wygladzie:



(dowdd: Swiadectwo rejestracji EUIPO
k.25-26), obrazujgcego lampe o charakterystycznym ksztalcie klosza przybierajacego forme dysku

uwypuklajgcego sie ptynnie ku goérze w srodku geometrycznym klosza do miejsca przytaczenia kabla

o

zasilajgcego, wykorzystywanego w lampie ,Artist” o wygladzie & ktéra w

2017 r. zostata uhonorowana nagrodami z dziedziny wzornictwa: ,Red Dot Design Award” i ,iF Design

Awards” (dowod: wydruk ze strony internetowej k.27);

- zarejestrowanego w EUIPO 7 grudnia 2017 r. pod nr 004540094-0009 przedstawiajgcego w trzech

e

rzutach lampe o wygladzie (dowdd:

Swiadectwo rejestracji EUIPO k.28-30) charakteryzujgcg sie ksztattem klosza przypominajgcym
odwrdcony lejek w postaci stozka Scietego o zaokrgglonych krawedziach dolnych, ktéry na wysokosci

okoto 2/3 przechodzi w stozek o mniejszym promieniu podstawy, wykorzystywanego przez N. A/S w

lampie ,Float” o wygladzie: A . (bezsporne)



T. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa z siedzibg w Poznaniu
prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg m.in w zakresie sprzedazy sprzetu oswietleniowego. (dowdd: wyciag
z KRS k. 59-61, dowody rzeczowe) Oferuje, m.in. za posrednictwem strony internetowej https://
(...).com.pl, a takze w sklepach stacjonarnych, takich jak: ,(...)", .(...)", .(...)", »(...)", lampy pod nazwami

handlowymi ,Saturnia”:
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zrzuty ekranu sklepow internetowych k. 42-50, dowody rzeczowe — przyznanie k.81-82)

Sad zwazyt:

Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspélnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5.01.2002 r.) zawiera legalng definicje, zgodnie z ktérg wzorem wspdlnotowym jest
posta¢ catego produktu lub jego czesci, wynikajgca w szczegdlnosci z cech linii konturéw, kolorystyki,
ksztattu, tekstury lub materiatéw samego produktu lub jego ornamentaciji. (art. 3a) Wyglad przejawia sie w
zewnetrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego formie, uksztattowaniu albo w samym
przyozdobieniu, wyrazajgcym sie w zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o
specjalnych wtasciwosciach. W postaci zewnetrznej produktu mieszczg sie wszystkie jego charakterys-
tyczne cechy, ktére sg wizualnie postrzegalne. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z
13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej w sposdb wyrazny odnosi sie do
takich wtasnie cech (shown visibly). (por. takze wyrok Sadu Unii Europejskiej z 13.06.2017 r. w sprawie T-
9/15B.)



Zarejestrowany wzér wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgtoszenia, o ile
spetnia on przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony moze przedtuzy¢
ochrone na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich, tgcznie do 25 lat. Powstaje w ten sposéb wy-
tacznosé uzywania wzoru, obejmujgca: wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzér zostat
ucielesniony lub do ktérego zostat zastosowany; oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym
oferowanie dotyczy nie tylko sprzedazy ale réwniez najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania
produktu, majgcego ostatecznie na celu przeniesienie prawa; uzycie produktu, ktéry obejmuje takze
wystawy czy pokazy, jesli prowadzi do zakidécenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wytacz-
nego; sktadowanie, interpretowane $cisle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu,
wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1) Z rejestracji wzoru wynikajg dla uprawnionego
roszczenia zakazowe wzgledem kazdej osoby, ktéra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in.

wytwarzajgc, wprowadzajgc do obrotu, czy przechowujgc produkty, w ktérych jest on inkorporowany.

Z naruszeniem mamy do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z zarejestrowanym
wzorem wspolnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym pro-
dukcie lub wystepowania pomiedzy nimi réznic zaledwie w nieznaczacych szczegétach (odpowiednio do
braku nowosci) lub podobienstwa don wzoru, w tym znaczeniu, ze na zorientowanym uzytkowniku nie
wywotujg one ogdlnego odmiennego wrazenia. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, by wrazenie to
bytlo wyraznie odmienne, wystarczajgce jest, ze pomiedzy przeciwstawianymi wzorami wystepujg
réznice, determinujgce odmiennos¢ ogdlnego wrazenia zorientowanego uzytkownika. (szerzej: L.
Brancusi Wzdér wspoéinotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327)
Bez znaczenia jest, ze wzér pozwanego rozni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewna,
nawet duzg liczbg szczegodtow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bez-posrednim poréwnaniu,
sg one do siebie podobne. Wz6r bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy ma na tyle
silng zdolno$¢ odrézniajaca go od innych, ze bedzie mogt byé zindywidualizowany (uznany za
odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzér wspoéinoty. w
Ochrona znakdw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji
do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majgcy lepszg znajomosé
przedmiotu. Nie jest to sam twérca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie, lecz osoba,
ktéra tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. Pozniak-Niedzielska
Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sgdowy 1/2007 s.6, por.
takze wyroki Sadu Unii Europejskiej z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 P., z 22.06.2010 r. w sprawie T-
153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 10.09.2015 r.
w sprawie T-526/13 Y., z 18.07.2017 r. w sprawie T-57/16 C.)

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sgd rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta mogg
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe, juz jednak nie tendencje
panujgce w modzie lub gusta nabywcéw. Stopierh swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy
okredlaé ze szczegdélnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wiasciwos$ciami wynikajgcymi z

funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majgcych do niego zastosowanie.

Poréwnania wzoréw dokonuje sie w sposéb bezposredni (szerzej: L. Brancusi Wzér ... s.273-

360), analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i réznice. Dotyczy ono wytgcznie elementéw



faktycznie chronionych, z pominieciem cech wylgczonych z ochrony. Przy ocenie ogdélnego wrazenia
chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzoér wywotuje jako cato$¢. Podstawowe znaczenie ma ujecie
syntetyczne i catosciowe, a nie analityczne wyszukiwanie réznic. (por. A. Tischner, Przestanki zdolnosci
rejestracyjnej wzorow przemysfowych, w: System Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo wiasnosci prze-
mystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88). Wiasciwe badanie ogélnego wrazenia powinno tgczy¢
konkretne ustalenia obiektywne, powstate w wyniku poréwnania ogdlnych wrazen wywotanych przez
badane wzory, z pewng subiektywng oceng wynikajacg z uwzglednienia zakresu swobody twoérczej
dostepnej dla tworcy przy opracowywaniu danego wzoru. (L. Brancusi Wzor ... 5.109) Na zakres swobody
tworczej wptywajg uwarunkowania zwigzane z przeznaczeniem produktu, jego budowg, funkcjonalnoscia-
mi, ograniczenia prawne, a w szczegolnosci mozliwosci wzornicze w odniesieniu do rodzaju produktéw, w
ktorych wzér ma by¢ zastosowany. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktére sg
typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na wiasciwosciach, ktére sg
wyrazem tworczej swobody lub odbiegajg od normy. (por takze pdzniejsze wyroki z 22.06.2010 r. w
sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 13.11.2012 r. w sprawach potgczonych T-
83/11iT-84/11 A)

Przy rozstrzyganiu o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego nalezy postuzyé¢ sie
wypracowanymi w orzecznictwie sadéw unijnych regutami oceny indywidualnego charakteru wzoru.
Wynika ona zasadniczo z czteroetapowego badania, ktére polega na okresleniu:

1. sektora produktéw, w ktérych wzoér ma by¢ zawarty lub zastosowany,

2. zorientowanego uzytkownika tych produktéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie do
tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomos$ci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wyka-
zywanej przy porownywaniu — bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegdlnych wzoréw,

3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

4. wyniku poréwnania rozpatrywanych wzorow z uwzglednieniem wiasciwego sektora, swobody tworcy i
catosciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany wzor i
przez kazdy wczes$niejszy wzor, kitory zostat udostepniony publicznie. (wyrok Sadu UE z 7.11.2013 r. w
sprawie T-666/11 D. )

Odpowiadajgcy definicji art. 3a wzor podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i ma
indywidualny charakter (art. 4 ust.1), przy czym nie obejmuje on tych cech postaci produktu, ktére wynikajg
wylgcznie z jego funkcji technicznej (art. 8 ust. 1). Zarejestrowany wzoér wspélnotowy przyznaje jego
wiascicielowi wytgczne prawo do jego uzywania i zakazywania osobom trzecim, niemajgcym jego zgody,
jego uzywania, ktére obejmuje, w szczegdlnosci, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu,
import, eksport lub uzywanie produktu, w ktérym wzor jest zawarty bgdz zastosowany lub skladowanie

takiego produktu w tych celach. (art. 19 ust. 1)

Uznajgc, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw do wzoru

wspolnotowego sad stosuije, jesli nie stojg temu na przeszkodzie wazne powody:

a. zakaz kontynuowania dziatan, ktére naruszajg lub grozg naruszeniem wzoru,
b. zajecie podrobionych produktow;
c. zajecie materiatébw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podro-

bionych doébr, jezeli ich wtasciciel wiedziat do jakich celow byly uzyte lub w okreslonych okolicznosciach

byto to oczywiste,



d. wszelkie srodki pozwalajgce na natozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych oko-
liczno$ciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym rdwniez prawa prywatnego miedzy-
narodowego panstwa cztonkowskiego, w ktorym naruszenie mialo miejsce lub istnieje grozba jego
popetnienia. (art. 89 ust.1) Sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych podejmuje, zgodnie z prawem
krajowym, niezbedne srodki zapewniajgce przestrzeganie sankcji okreslonych w ust.1. (ust. 2) Ponadto,
wg art. 89 ust. 2, sgd podejmuje niezbedne decyzje zapewniajgce przestrzeganie srodkéw wymienionych
w ust. 1., zgodne z prawem krajowym. Odnosi sie to do przepiséw art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30

czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej, zgodnie z ktérym:

- uprawniony, ktérego wzor przemystowy zostat naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze
zgdaé od naruszajgcego wzor zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w
razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody (ust. 1),

- sad, rozstrzygajgc o naruszeniu wzoru przemystowego, moze orzec, ha wniosek uprawnionego, o
podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w
zakresie okreslonym przez sad (ust. 2),

a takze do art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedgcych wlasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczo-
nych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W
szczegolnosci sgd moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzone;j
na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajgc, sgd uwzglednia wage naruszenia oraz

interesy 0s6b trzecich.

Z zaoferowanego przez nig materialu dowodowego wynika, ze N. A/S stuzy prawo wytgcznego
uzywania na terytorium Unii Europejskiej wzorow wspodlnotowych zarejestrowanych w EUIPO pod
numerami 004540094-0009 i 004158350-0002 przedstawiajgcych lampy. Spotka T. Group korzysta z
tozsamych z nimi wzoréw przemystowych zastosowanych w lampach Saturnia 40 i IDA ACO S. Ich
podobienstwo jest szczegdlnie wyrazne, gdy produktom obowigzanej przeciwstawi sie lampy ARTIST i

FLOAT ucielesniajgce zarejestrowane na rzecz N. A/S wzory wspdlnotowe.

Swoboda tworcza projektanta lamp jest ograniczona w bardzo niewielkim stopniu. Nawet lampy
sufitowe moga mie¢ klosze zamocowane na kablu lub bezposrednio do sufitu. Ksztatt i faktura materiatu
klosza mogg by¢ bardzo réznorodne, na wiele sposobéw moze on zakrywaé zardwke przystaniajgc
blask swiatta (funkcjonalnos$¢ produktu). Lampy mogg by¢ wykonywane z réznych materiatdw w nie-
ograniczonej liczbie koloréw i ich odcieni. Z oczywistych wzgledéw, jak w kazdej dziedzinie wzornictwa
przemystowego, projektanci inspirujg sie nalezgcymi do stanu sztuki ksztattami, szczegdlnie gdy ma to
zwigzek z panujgcymi trendami mody, nie oznacza to jednak, ze stworzone wzory nie sg nowe i nie
cechujg sie indywidualnym charakterem. Odnosi sie to w szczegdlnosci do wzoréw tgczgcych w sobie
rézne elementy z domeny publicznej. Elementy znane (nalezace do stanu wzornictwa) i funkcjonalne
bedg natomiast pomijane przez zorientowanego uzytkownika przy ocenie podobienstwa wzoru
zarejestrowanego z przeciwstawianym mu wzorem przemystowym zawartym badz zastosowanym w

produkcie, ktérego dotyczy zarzut naruszenia.

Rozstrzygajgc o naruszeniu Sad zwigzany jest domniemaniem wazno$ci zarejestrowanych
wzorow wspdlnotowych wynikajgcym z art. 85 rozporzadzenia, nie bada wiec, czy wzoér uprawnionego

jest nowy, cechuje sie indywidualnym charakterem, a jego wyglad nie wynika wytgcznie z funkcji



technicznej. (art. 25 rozporzadzenia) Kwestia ta moze by¢ przedmiotem badania wylgcznie na zarzut

obowigzanego podniesiony w postepowaniu sgdowym lub na wniosek ztozony do EUIPO.

Jakkolwiek spétka T. twierdzi, ze wzory uprawnionej byty znane przed datg pierwszenstwa N.
A/S, to nie zgtosita w tym postepowaniu formalnego zarzutu niewaznosci (odpowiednio do art. 90 ust. 2
rozporzgdzenia) i (do chwili zamkniecia rozprawy) nie przedstawita na jego poparcie zadnych dowodoéw,
nie wystgpita takze do EUIPO z wnioskiem o stwierdzenie nie-waznosci wzoréw wspdlnotowych nr
004540094-0009 i nr 004158350-0002. Nalezy je zatem uzna¢ za zastugujgce na ochrone, wigczajac w
to srodki tymczasowe i zabezpieczajgce. Postepowanie w sprawie o zobowigzanie do udzielenia
informacji ma charakter przyspieszony i uproszczony, odstgpienie od obowigzku prowadzenia
postepowania dowodowego i poprzestanie na uprawdopodobnieniu twierdzen, nie zwalnia jednak stron

z obowigzku wykazania faktéw, z ktérych wywodzg oni dla siebie skutki prawne, stosownie do art. 6 k.c.

Przepis art. 90 ust. 1 rozporzgdzenia stanowi, ze do sgdéw mogg byc¢ sktadane wnioski o
zastosowanie $rodkéw tymczasowych — zabezpieczajgcych prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego
przewidziane na mocy prawa dla krajowego wzoru przemystowego. Uprawnionemu stuzg zatem takze
zgdania okre$lone w art. 2862 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (w
brzmieniu obowigzujgcym w dacie ztozenia wniosku), zgodnie z ktérym, uprawniony z prawa z rejestraciji
lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze wystapi¢ z wnioskiem do sgdu wtasciwego do rozpozna-
nia spraw o naruszenie tego prawa, takze przed wytoczeniem powddztwa, o nakazanie naruszajgcemu
udzielenia informacji o pochodzeniu, sieciach dystrybuciji, ilosci i cenach towaréw lub ustug, ktére sg
konieczne dla dochodzenia roszczenia przez tego uprawnionego, jezeli wykaze on wiarygodne

okolicznosci wskazujgce na naruszenie prawa z rejestracji. Informacje te mogg dotyczy¢ wytgcznie:

1. firm i adreséw producentow, wytwoércéw, dystrybutoréw, dostawcédw oraz innych poprzednich
posiadaczy towarow lub swiadczgcych ustugi, kidére naruszajg patent, dodatkowe prawo ochronne,
prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak réwniez przewidywanych odbiorcéw hurtowych lub
prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towaréw lub ustug;

2. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamdwionych towaréw lub ustug
naruszajgcych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak réwniez

cen uiszczonych za te towary lub ustugi. (ust 4).

Do wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 1 przepisy art. 733, art. 739 § 1, art. 742, art. 744 i art. 745 k.p.c.

stosuje sie odpowiednio (ust. 12).

Przepis art. 2867 ust 1 p.w.p. ma charakter procesowy, znajduje zatem zastosowanie w
sprawach, w ktdrych wniosek zostat ztozony przed dniem 1 lipca 2020 r., pomimo jego uchylenia ustawg
z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 288). (por. Tomasz Targosz ,Srodki pomocnicze w prawie wiasnosci intelektualne;
i ich sfery zastosowania.” Wolters Kluwer ZNUJ 2 (148) 2020 s.178-200)

Aby dokonac¢ prawidtowej interpretacji art. 286° p.w.p. (poprzednio art. 2861) nalezy odwotaé sie
do brzmienia dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej, ktéra w art. 8 ust. 1 stanowi, ze panstwa czionkowskie

zapewniaja, ze, w kontekscie postepowania sgdowego dotyczgcego naruszenia prawa wilasnosci



intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne zgdanie powoda, wtasciwe organy
sgdowe mogg nakazaé przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug

naruszajgcych prawo wtasnosci intelektualnej przez naruszajgcego i/lub jakgkolwiek inng osobe.

Jak wskazuje dr hab. Anna Tischner, obowigzek informacyjny wymaga uwzglednienia z jednej
strony intereséw uprawnionego, z drugiej za$ intereséw osob, ktére sg zobowigzane do udzielania
informacji. Podstawowe znaczenie przy stosowaniu tych przepiséw, podkreslane w pi$miennictwie, ma
zasada proporcjonalnosci charakteryzujgca sie tym, ze im bardziej pewny jest fakt naruszenia, tym
wieksze obowigzki mogg by¢ natozone na obowigzanych do udzielenia informacji. (A. Tischner,
Odpowiedzialnos¢ majgtkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, rozdziat V, pkt. 5) Sad podziela
poglad, ze udzielenie informacji stuzgcej ochronie praw witasnosci intelektualnej warunkowane jest, na
gruncie art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, proporcjonalnoscig zgdania. Wage zasady proporcjonalnosci
podkresla konstrukcja przepisu, w ktérym odniesiono sie doh dwukrotnie. W ust. 1 wskazano, ze zada-
nie powoda w zakresie udzielenia informacji musi by¢ proporcjonalne, a takze w ust. 2, ze przedstawie-
nie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji zawiera dane okreslone w ppkt a i b, jesli jest to
stosowne. W zasadzie proporcjonalnosci wyraza sie idea podejmowania tylko takich dziatan, ktére sg
niezbedne i konieczne dla osiggniecia okreslonego celu oraz takich, ktére sg adekwatne w danych
okolicznosciach, tj. w jak najmniejszym stopniu ograniczajg prawa innych podmiotow”. (por. takze A.
Jakubecki, System Prawa Prywatnego, t. 14B, C.H. BECK, Warszawa 2012, s.1660 i n., s.1673 i n., R.
Skubisz, Roszczenie o udzielenie informaciji [w:] Ksiega pamigtkowa ku czci profesora Erecinskiego,
Warszawa 2011).

Powotany przepis dopuszcza ztozenie wniosku przed wszczeciem postepowania w sprawie o
naruszenie, warunkiem zobowigzania potencjalnego naruszyciela jest jednak uznanie, ze informacije te
sg konieczne do dochodzenia roszczen. W obecnie obowigzujgcym stanie prawnym w postepowaniu
odrebnym w sprawach gospodarczych, ktérego reguty znajdujg zastosowanie do dochodzenia roszczen
wynikajgcych z naruszenia praw wtasnosci przemystowej, wytgczona zostata mozliwos¢ dokonywania
zmian przedmiotowych powodztwa (art. 458° §2wzw. z art. 479% k.p.c.). Uprawniony do wzoru wspol-
notowego juz w pozwie musi okresli¢ kwote dochodzonego roszczenia, co bez informacji pochodzgcych
od samego naruszyciela jest praktycznie niemozliwe. W przypadku N. A/S i spétki T. ograniczenie takie

musi znalez¢ zastosowanie ze wzgledu na unormowanie art. 458° § 1k.p.c.

Korzystanie przez obowigzang z wzoréw lamp podobnych do zarejestrowanych na rzecz upraw-
nionej wzoréw wspodlnotowych, w tym sensie, ze na zorientowanym uzytkowniku nie sprawiajg one
odmiennego ogdlnego wrazenia, stanowi o naruszeniu praw N. A/S, ktorej stuzg roszczenia wynikajgce z
art. 89 ust. 1 rozporzgdzenia oraz z art. 287 i art. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 2 rozporzagdzenia. By
ustali¢ zakres naruszenia i sformutowaC roszczenia adekwatne do sposobu dziatania spotki T.
uprawnionej niezbedne sg informacje objete zgdaniem pkt 1b-d wniosku. Informacje zgdane w pkt 1a
stuzy¢ bedg N. A/S do okres$lenia petnego kregu naruszycieli. Zakres czasowy informacji nie wykracza
poza czas, w ktérym uprawniona dysponuje wylacznoscig korzystania z wzoréw. Wniosek nalezy

zatem uznaé za zasadny w catosci. (art. 286° ust. 1 w zw. z ust. 4 p.w.p.)

W ocenie Sadu zarzuty zgtoszone w odpowiedzi na wniosek nie mogg skutecznie podwazyé
jego zasadnosci. Objete domniemaniem waznosci zarejestrowane wzory wspodlnotowe zastugujg na

ochrone przed naruszeniami, korzystanie przez obowigzang z bardzo (wrecz tudzaco) podobnych



wzoréw przemystowych rodzi po jej stronie odpowiedzialnos¢ za naruszenie, w tym takze koniecznos¢

zastosowania sie do orzeczonych wzgledem niej — w granicach obowigzujgcego prawa — nakazéw.

Rozstrzygajgc o obowigzku informacyjnym Sad pominat twierdzenia spotki T. sprzeczne z
przedstawionymi wyzej regutami oceny podobiernstwa wzordw, a takze odnoszgce sie¢ do prawa znakow
towarowych i regut uczciwej konkurencji, nie zas do wzoréw przemystowych i wspdlnotowych. Nie
uwzglednit takze dowodu z katalogu przedstawionego po zamknieciu rozprawy, poniewaz obowigzana
nie sformutowata formalnego zarzutu niewaznosci wzoréow wspoélnotowych, jak stanowi o tym przepis

art. 90 ust. 2 rozporzadzenia.

O kosztach Sad orzek! na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sprawy. Do
niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie nie
wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sgdowe
oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom
reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedtug przepiséw o

wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22.10.2015 r. w sprawie optat za czynnosci radcow
prawnych (ij. z 3.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zgodnie z § 15 ust. 3, optate w sprawach
wymagajgcych przeprowadzenia rozprawy ustala sie w wysokos$ci przewyzszajgcej stawke minimalng,
ktéra nie moze przekroczy¢ szesciokrotnosci tej stawki, ani wartosci przedmiotu sprawy, jesli uzasad-
nia to: niezbedny naktad pracy radcy prawnego, w szczegoélnosci poswiecony czas na przygotowanie
sie do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sadzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach,
czynnosci podjete w sprawie, w tym czynnosci podjete w celu polubownego rozwigzania sporu, row-
niez przed wniesieniem pozwu; warto$¢ przedmiotu sprawy; wkiad pracy radcy prawnego w przyczy-
nienie sie do wyjasnienia okolicznosci faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sprawy, jak rowniez do
wyjasnienia i rozstrzygniecia istotnych zagadnien prawnych budzgcych watpliwosci w orzecznictwie i
doktrynie, a takZze rodzaj i zawitoS¢ sprawy, w szczegdlnosci tryb i czas prowadzenia sprawy,
obszerno$¢ zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, w szczegdlnosci dopuszczenie i
przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego lub bieglych sadowych, dowodu z zeznan $wiadkéw,
dowodu z dokumentéw, o znacznym stopniu skomplikowania i obszernosci. W sprawach o naruszenie

patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zi. (§ 8 ust. 1 pkt 18)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, ze adekwatne do

naktadu pracy petnomocnika uprawnionej jest wynagrodzenie w minimalnej wysoko$ci.
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